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4月 11日民集 54巻 4号 1368頁〔キルビー特許事件判決〕は、特許に無効理由が
存在することが明らかな場合には、その特許権に基づく権利行使は権利の濫用に当
たり許されないと判示した。また、同判決を受けて平成 23年の特許法の改正（平























































（上）」NBL558号 10頁（1994）、浅井・前掲注 (1)41頁、山崎・前掲注 (5)39頁、中野俊
113























































































(9) 35 U.S.C. §282.





(12) D. Chisum, Chisum on Patents, §19.02.
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(17) 44 F.2d 184.
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（Carmichael, The Arbitration of Patent Disputes, 38 Arbitration Journal 1, at 3.
（1983））。




(20) 395 U.S. 653.
(21)本判決以前は、ライセンシーが当該契約の対象となっている特許の有効性を争うこと
は禁反言に反するとされてきた（Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltine
































(23)熊倉禎男「知的所有権と仲裁⑶」JCAジャーナル 36巻 8号 4頁（1989）。
(24) Carmichael, supra note18, at 5.
(25) Ibid.
(26)立法に向けた動向の詳細については、谷口・前掲注 (13)1081頁以下参照。
(27) 35 U.S.C. §294.
(28)なお、アメリカ特許法 294条に基づく仲裁の手続の概略について、ヘンリー幸田『米国
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(31) Vgl. Benkard/Scha¨fers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, §65 Rdnr.19.
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仮処分を決定している（OLG Du¨sseldorf 29. 5. 2008, GRUR-RR 2009, 329.）。
(33) Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl. 2010, S.183.
(34)嶋末和秀＝相原伸一「海外調査報告」小泉・前掲注 (8)119頁。
(35) Pitz, a.a.O. (Fn.33) S.147f., 183f.







にのみ及ぶ相対的なものである（Vgl. Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2001, vor §15
Rdnr.12; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, S.943.）。
(38) Vgl. Kraßer/Ann, a.a.O. (Fn.37) S941ff.
(39)中止以外の方法により侵害訴訟内で1回的に紛争解決するため、特許のクレームとは
関係なく、被告の侵害技術と技術水準とを対比させ、侵害技術が技術水準と一致また
は類似する場合には侵害が成立しないという抗弁（Einwand des freien Standes der
Technik）が提唱されている（Ohl, Der Einwand des Freien Standes der Technik im
Patentverletzungsstreit nach ku¨nftigem Recht, GRUR 1969, S.1.）。実務上、同抗弁
は、文言侵害の場合には認められていないが、均等侵害の場合にはいわゆるフォルムシュタ
イン抗弁（Formstein Einwand）として認められている（29. 4. 1986 BGHZ 98, 12.）。
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(41) Ga¨rtner/Schneider, Die objective Schiedsfa¨higkeit der Nichtigerkla¨rung von
Patenten nach deutschem Recht, FS fu¨r T. Kigawa (2005), S.79.
(42)訳は、法務大臣官房司法法制部編『ドイツ民事訴訟法典―2011年 12月 22日現在―』（法
曹会・2012）289頁によった。
(43) Schwab, Wandlungen der Schiedsfa¨higkeit, FS fu¨r Henckel (1995) S.814;
Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 4 Rdnr.11; Zimmerman,
Zivilprozessordnung, 9. Aufl. 2011, §1030 Rdnr.2; Zo¨ller/Geimer, ZPO, 30. Aufl.
2014, §1030 Rdnr.14; Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 37. Aufl. 2016, §1030 Rdnr6;
Musielak/Voit, ZPO, 13 Aufl. 2016, §1030 Rdnr.3; Baumbach/Lauterbach/Albers/
Hartmann, Zivilprozessordnung, 74. Aufl. 2016, §1030 Rdnr.12
(44) Bundestagsdrucksache, 13/5274 vom 12. 07. 1996, S.35.
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(45) Chrocziel, Gewerbliche Schutzrechte als Gegenstand eines Schiedsverfahrens, FS
fu¨r Preu (1988) S.194; Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl. 2002, §1030 Rdnr.3; Zo¨ller/
Geimer, a.a.O. (Fn.43) §1030 Rdnr.15.
(46)特許法 20条 1項は、「特許は、特許権者が特許庁に対する書面による宣言をもって放棄
をする場合、に消滅する」と規定する。
(47) Barber, objektive Schiedsfa¨higkeit und ordre public in der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit, 1994, S.160f.
(48) Schneider, a.a.O (Fn.41) S.81ff.
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(55)大判明治 37年 9月 15日刑録 10輯 1679頁、大判大正 6年 4月 23日民録 23輯 654頁。
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(60)知的財産訴訟検討会・前掲注 (59)「第 4回会合配付資料 1」15頁、近藤＝齋藤・前掲注
(59)56頁。
(61)その後、平成 23年改正（平成 23年法律第 63号）で無効審判に加えて延長登録無効審判
についても規定されている。
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原田・前掲注 (64)182頁、藤田・前掲注 (70)255頁、塩野・前掲注 (70)181頁）。
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をすることができる（同法 44条 1項）。ただし、同条項には、平成 23年特許法改























































社・2015）322頁、名古屋地判平成 7年 10月 27日海法 150号 33頁。
(94)谷口・前掲注 (13)1070頁。
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の 3の抗弁や判断齟齬の場合における再審制限（同法 104条の 4）のように、訴訟
手続では問題が浮上すると迅速に立法をもって解決がなされている。これに対し
て、仲裁手続では対応が十分とはいえない状況にある。キルビー特許事件判決等に
よって特許の有効性に関する審理の在り方が見直されている中、仲裁手続において
も当事者にとって利便性を高めるための制度設計をすべきであるが、これまで議論
の念頭に置かれていたのは司法手続であった。その結果、現在における知的財産紛
争の仲裁手続の利用は低調である。知的財産訴訟制度が充実したこともその要因
であろうが、仲裁手続について理論的に十分な議論が尽くされていない部分がある
ことで当事者が利用しづらくなっているのではなかろうか。知財戦略大綱にもあ
るとおり、知的財産紛争解決の充実のためにも訴訟と仲裁・ADRが車の両輪のご
とく機能していかなければならない。当事者にとって利用しやすい手続を構築す
るためにも、十分な理論的検討を重ねたうえで立法をもって明確に解決することも
必要である。仲裁手続の活性化のためにも、特許の有効性に関する仲裁適格につい
て、将来的には、アメリカのように立法的に解決することが必要であろう。
（明治大学法学部准教授）
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